TUOMIO 11.5.2005 — YHDISTETYT ASIAT T-160/02-T-162/02

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

11 péivdnd toukokuuta 2005 *

Yhdistetyissa asioissa T-160/02-T-162/02,

Naipes Heraclio Fournier, SA, kotipaikka Vitoria (Espanja), edustajanaan asianajaja
E. Armijo Chévarri,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV),
asiamieheniin aluksi J. Crespo Carrillo, sitten O. Montalto ja I de Medrano
Caballero,

vastaajana,
* QOikeudenkdyntikieli: espanja.
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(KORTTIPELIN MIEKKA, NUJARATSUMIES, MIEKKAKUNINGAS)

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa oli ja viliintulijana
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimessa on

France Cartes SAS, kotipaikka Saint Max (Ranska), edustajanaan asianajaja C. de
Haas,

ja jossa kantaja on nostanut kanteen SMHV:n toisen valituslautakunnan 28.2.2002
tekemistd kolmesta piitoksesta (asiat R 771/2000-2, R 770/2000-2 ja R 766/2000-2),
jotka koskevat Naipes Heraclio Fournier, SA:n ja France Cartes SAS:n vilistd
mitittémyysmenettelyi,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Jaeger seki tuomarit V. Tiili ja
0. Cziicz,

kirjaaja: hallintovirkamies 1. Natsinas,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 17.5.2002
toimitetut kannekirjelmit ja 16.6.2003 toimitetun kantajan vastauskirjelmin,
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ottaen huomioon ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 22.11.2002
toimitetut SMHV:n vastineet ja 5.8.2003 toimitetun SMHV:n vastauskirjelméin,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimeen 22.11.2002 toimitetut
véliintulijan vastineet ja 7.11.2003 toimitetun valiintulijan vastauskirjelmén,

ottaen huomioon yhteisdjen ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjérjes-
tyksen 50 artiklan mukaisen asioiden yhdistamisen kirjallista ja suullista késittelyd
sekid tuomiota varten,

ottaen huomioon 30.11.2004 pidetyssd istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Kantaja teki 1.4.1996 sisimarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja
mallit) (SMHV) kolme yhteison tavaramerkkid koskevaa hakemusta yhteison
tavaramerkistd 20 péivind joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, perusteella.
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(KORTTIPELIN MIEKKA, NUIJARATSUMIES, MIEKKAKUNINGAS)
Asiassa T-160/02 tavaramerkki, jonka rekisterdintid haettiin, on alla esitetty
kuviomerkki, joka on hakemuksessa olevan kuvauksen mukaan viriltién sininen,
vaaleansininen, keltainen ja punainen ja joka esittd# miekkaa.

Asiassa T-161/02 tavaramerkki, jonka rekisterdintid haettiin, on alla esitetty
kuviomerklki, joka on hakemuksessa olevan kuvauksen mukaan vériltadn punainen,
keltainen, vihred, okra, ruskea, sininen ja vaaleansininen.
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+ Asiassa T-162/02 tavaramerkki, jonka rekisterdintid haettiin, on alla esitetty
kuviomerlkki, joka on hakemuksessa olevan kuvauksen mukaan vériltdén keltainen,
okra, valkoinen, punainen, sininen ja vihred.

s Tavarat, joita varten tavaramerkkien rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja
palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisterdimistd varten koske-
vaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja
muutettuna, pohjautuvan Iuokituksen luokkaan 16 ja vastaavat seuraavaa kuvausta:
"pelikortit”.

6  Haetut tavaramerkit rekisterditiin 15.4.1998.

7 Esitetyistd asiakirjoista ilmenee, ettd kantaja sai vuonna 1998 rekisterSinnin yhteison
tavaramerkiksi 23:lle espanjalaisia pelikortteja tai kyseisissd korteissa olevia
symboleja esittiville kuviomerkille, muun muassa edelld kuvatuille kolmelle
tavaramerkille. ‘
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Esitetyistd asiakirjoista ilmenee my®s, ettd kantaja oli 10.2.2000 saakka kaikkien
niiden kuvien tekijinoikeuden haltija, jotka ovat espanjalaisen korttipelin
48 kortissa.

Viliintulija vaati 7.4.1999 asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan
nojalla, ettd kyseiset rekistersinnit julistetaan mitittomiksi yhtaalti silli perusteella,
ettd rekisterdinnit kuuluivat mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b, ¢ ja
d alakohdassa ja e alakohdan iii alakohdassa sééidettyjen ehdottomien hylkéys-
perusteiden soveltamisalaan, ja toisaalta silld perusteella, ettd kantaja jitti
tavaramerkkié koskevat hakemukset vilpillisessi mieless.

Mitdttomyysosasto hylkdsi 15.6.2000 vaatimukset, jotka koskivat kyseessi olevien
tavaramerkkien mitittomaksi julistamista, silli perusteella, ettd rekisterdinnit olivat
perusteltuja, ja velvoitti viliintulijan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

Viliintulija teki 19.7.2000 asetuksen N:o 40/94 57-62 artiklan nojalla kolme
valitusta SMHV:lle.

Toinen valituslautakunta hyviksyi viliintulijan valitukset ja kumosi mitittémyys-
osaston 15.6.2000 tekemit padtokset 28.2.2002 tekemillddn pitoksilld (asiat
R 771/2000-2, R 770/2000-2 ja R 766/2000-2), jotka annettiin kantajalle tiedoksi
9.3.2002. Valituslautakunta katsoi, etti kyseess# olevilta merkeiltd puuttui asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla erottamiskyky ja
ettd ne olivat myds saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla
tavalla kuvailevia sikali kuin pelikorttien keskivertokayttjit kisittia kyseiset merkit
niin, ettd ne esittivit espanjalaisten pelikorttien ominaisuuksia.
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Asianosaisten ja viliintulijan vaatimukset

Kantaja vaatii, etti ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaiset paatokset

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

SMHYV vaatii, ettd ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkéi kanteet

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Viliintulija vaatii, ettd ensimméisen oikeusasteen tuomioistuin

— vahvistaa riidanalaiset paatokset

— julistaa kyseessa olevat yhteisén tavaramerkit mitattdmiksi
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— velvoittaa kantajan korvaamaan viliintulijalle mitittomyysmenettelyssi ja
muutoksenhaussa aiheutuneet oikeudenkiyntikulut.

Viliintulijan vaatimusten ja perusteiden tutkittavaksi ottaminen

Kantaja viittdd, ettd ensimméisen oikeusasteen tuomioistuin ei voi ottaa huomioon
viliintulijan vaatimuksia ja perusteita siltd osin kuin ne eivit koske riidanalaisten
péiitésten kumoamista tai muuttamista. Kantajan mukaan ensimmiisen oikeus-
asteen tuomioistuin ei voi samalla kertaa vahvistaa riidanalaisia paitoksii ja
hyviksyd vaatimuksia, joilla pyritdsn siihen, etti ensimmiisen oikeusasteen
tuomioistuin toteaa, ettii kyseessi olevat tavaramerkit ovat mitittémii muiden kuin
riidanalaisissa pditoksissi huomioon otettujen rekisterdinnin esteiden vuoksi.

Taltd osin ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin muistuttaa, ettii ensimmadisen
oikeusasteen tuomioistuimen tydjirjestyksen 134 artiklan 2 kohdan nojalla
viliintulijoilla on samat menettelylliset oikeudet kuin varsinaisilla asianosaisilla.
Viliintulijat voivat tukea varsinaisen asianosaisen vaatimuksia ja esittii# varsinaisten
asianosaisten vaatimuksiin ja perusteisiin nihden itseniisii vaatimuksia ja perus-
teita. Saman artiklan 3 kohdan nojalla viliintulija voi jittimissiin vastineessa esitti
vaatimuksia valituslautakunnan péitksen mitittémiksi julistamiseksi tai muutta-
miseksi sellaisen kohdan osalta, jota valituksessa ei ole esitetty, sekdl esittid
petusteita, joita valituksessa ei ole esitetty.

Niéin ollen viliintulijalla oli oikeus esitti# varsinaisten asianosaisten esittimiin
vaatimuksiin ja perusteisiin nihden erillisid vaatimuksia ja perusteita. Viliintulija on
esittinyt vastineessaan lopuksi seuraavaa: "Ensimmiisen oikeusasteen tuomiois-
tuinta vaaditaan siis vahvistamaan [riidanalaiset pastokset] silti osin kuin [niissi]
kumottiin ensimmiisen mitittémyysosaston piitokset; julistamaan [kyseessé olevat]
tavaramerkit mitdttomiksi ja velvoittamaan [kantaja] vastaamaan [viliintulijalle]
mitittdmyysmenettelyssd ja muutoksenhaussa aiheutuneista kustannuksista.” Kan-
tajan mukaan viliintulijan vaatimuksista ei ilmene selvisti, ettd timi vaati, ettd

IT - 1653



19

20

21

TUOMIO 11.5.2005 — YHDISTETYT ASIAT T-160/02-T-162/02

ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin muuttaa tai korjaa riidanalaisia patoksid
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan a ja d alakohdan sekd e alakohdan
iii alakohdan perusteella, ja toissijaisesti saman asetuksen 51 artiklan 1 kohdan
b alakohdan perusteella.

Viliintulijan vastineensa 62 kohdassa esittimia vaatimuksia on luettava yhdessi 8 ja
9 kohdan kanssa. Mainitun 8 kohdan mukaan “ensimmiisen oikeusasteen
tuomioistuinta vaaditaan vahvistamaan [riidanalaiset péitokset] siltd osin kuin
[niissi] katsottiin, ettd merkeilta puuttui asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdan ja
7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan perusteella erottamiskyky, jonka perusteella se
voisi toimia tunnusmerkkind pelikorteille koko yhteistssd; ja toteamaan, ettd
tavaramerkit [ovat] mitdttomid [asetuksen N:o 40/94] 7 artiklan 1 kohdan a ja
d alakohdan seki e alakohdan iii alakohdan perusteella, ja toissijaisesti [asetuksen
N:o 40/94] 51 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella”. Mainitun 9 kohdan mu-
kaan “kuitenkin vaaditaan, etti ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin muuttaa
[riidanalaisia] paatoksid siltd osin kuin [niissd] katsottiin, ettd merkit [olivat]
erottamiskykyisia Espanjassa ja mahdollisesti Italiassa”. o

Edelli 19 kohdassa esitetyistd viliintulijan lausumista ilmenee selvésti, ettd
viliintulija rajoittuu riitauttamaan tietyt valituslautakunnan perustelut ja vaatimaan,
etti ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin hyviksyy lisiperustelut, jotka ovat
viliintulijan mukaan perusteena sille, ettd kyseessi olevat tavaramerkit julistettiin
mitattémiksi. Viliintulija ei kuitenkaan riitauta riidanalaisten p#dtosten, joissa
todettiin, ettd kyseiset tavaramerkit ovat mitittomid, ulottuvuutta. Niin ollen ei
voida katsoa, etti viliintulija vaatii riidanalaisten paitosten muuttamista asetuksen
N:o 40/94 63 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

Lisdksi viliintulija vaatii, ettd ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin velvoittaa
SMHV:n julistamaan kyseessé olevat tavaramerkit mitdttomiksi.
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Téltd osin on muistutettava, ettd asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan mukaan
SMHV:n on toteutettava yhteisdjen tuomioistuimen tuomion tiytintéénpanosta
johtuvat toimenpiteet. Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtivini ei siis
ole antaa tiltd osin SMHV:lle mirdystd. Viraston on itse tehtivd pastelmit
ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomioiden tuomiolauselman ja perus-
telujen perusteella (asia T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld v. SMHV
(Giroform), tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. 1I-433, 33 kohta; asia T-34/00, Eurocool
Logistik v. SMHV (EUROCOOL), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. I1-683, 12 kohta ja
asia T-129/01, Alejandro v. SMHV — Anheuser-Busch (BUDMEN), tuomio
3.7.2003, Kok. 2003, s. 11-2251, 22 kohta). Viliintulijan vaatimuksia siitd, ettd
ensimmidisen oikeusasteen tuomioistuin velvoittaa SMHV:n julistamaan kyseessi
olevat tavaramerkit mitéttdmiksi, ei niin ollen voida ottaa tutkittaviksi.

Viliintulija vaatii, ettd kantaja velvoitetaan korvaamaan mitittomyysmenettelysti ja
muutoksenhausta aiheutuneet oikeudenkiyntikulut.

On muistutettava, ettd ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjarjestyksen
136 artiklan 2 kohdassa masritian, ettd "asianosaisille valituslautakuntaldsittelystd
aiheutuneet vilttimittdmit kustannukset sekd 131 artiklan 4 kohdan toisessa
alakohdassa madritystd kirjelmien ja asiakirjojen kidntdmisesti aihcutuneet
kustannukset katsotaan korvattaviksi oikeudenkiyntikuluiksi”, Tdstd seuraa, etti
mitdttdmyysmenettelystd aiheutuneita kustannuksia ei voida katsoa korvattaviksi
oikeudenkayntikuluiksi, Viliintulijan vaatimukset siitd, etti kantaja velvoitetaan
korvaamaan oikeudenkiyntikulut, on siis jitettéva tutkimatta silti osin kuin kyseiset
vaatimukset koskevat mitittdmyysmenettelysti aiheutuneita kustannuksia.

Pidasia

Kantaja esittdd kumoamiskanteidensa tueksi kaksi kanneperustetta, joista ensim-
miiinen koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista ja
toinen saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan rilkkomista.
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Ensin on tutkittava toinen kanneperuste.

Toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
¢ alakohdan rikkomista

Asianosaisten ja viliintulijan Jausumat

Kantaja viittai, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa sdddetty
kielto koskee merkintsji, joita kiytetasn tavallisesti kuvaamaan tavaran tai palvelun
tarkeimpid ominaisuuksia, sekd merkintdjd, joiden voidaan kohtuudella odottaa
tayttivin tamin informatiivisen tehtdvin. Kyseiselld kiellolla ei siis ole kantajan
mukaan muuta tarkoitusta kuin se, ettd tavaramerkeiksi ei rekister6idd merkkeja tai
merkintojd, jotka eivit tdytd tavaroita tai palveluja markkinoivien yritysten
yksiloimistehtévad sen vuoksi, ettd kyseiset merkit tai merkinndt ovat samankaltaisia
kuin keinot, joita tavallisesti kiytetddn osoittamaan tavaroita, palveluja tai niiden
ominaisuuksia.

Tissa tapauksessa valituslautakunta oli kantajan mukaan védréssd, kun se katsoi, ettd
kyseessd olevat tavaramerkit muodostuvat yksinomaan merkeistd, jotka kuvaavat
kyseisten tavaramerkkien kattamien tavaroiden ominaisuuksia. Kantaja katsoo, ettd
valituslautakunta rajoittui tarkastelemaan Kkorttipelin maita miekka ja nuija
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan sdénnosten kannalta.

Titen valituslautakunta ei kantajan mukaan esittédnyt itsendistd ja riippumatonta
pidtelmis, joka koskee viitetti siité, ettd kyseessé olevilla tavaramerkeilli rikotaan
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa.
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Liséksi valituslautakunta laajensi kantajan mukaan liiallisesti kyseisessd sdannék-
sessé sdddetyn kiellon soveltamisalaa. Merkit, jotka esittivit ratsumiests, joka on
korttipelin maata nuija (jaljempéni nuijaratsumies), ja kuningasta, joka on maata
miekka (jéljempana miekkakuningas), eivit kantajan mukaan muodostu yksinomaan
kuvailevista osista.

Nuijaratsumiehen osalta tavaramerkki sisiltid nimittiin ensinnikin kuvailevaksi
viitetyn osan eli tdssd tapauksessa nuijan, jota ratsumies kantaa, ja toiseksi osan, joka
ei vastaa milldéin tavalla kyseistd madritelméd, eli tdssd tapauksessa ratsumiesti
esittdvin piirroksen, joka kiinnittid enemmén huomiota ja jonka johdosta
tavaramerkki on ominaisuuksiltaan omaperiinen ja erottamiskykyinen siten, etti
ndméa ominaisuudet nousevat esiin enemmin kuin kummankin erikseen tarkastellun
osan viitetty kuvailevuus. Timéd pitee kantajan mukaan myés piirrokseen
miekkakuninkaasta, jossa kuvailevaksi viitetty osa on miekla, jota kuningas kantaa.

Valituslautakunta ei ottanut huomioon sitd, etti kuva-aiheet, jotka muodostavat
kyseessd olevat tavaramerkit, eivit ole merkkejs, joita kiiytetiin tietyn tavaratyypin,
kuten maata miekka tai nuija olevat espanjalaiset pelikortit, yksiloimiseen, vaan etti
kyse on omaperiisisti ja erityisistd kuva-aiheista, joita kiiytetddn lukuisten muiden
kuva-aiheiden ohella osoittamaan kyseisen pelin maata miekka tai kyseisen pelin
korttia. Kantaja korostaa, ettd maata miekka tai nuija olevien 10 tai 12 kortin, jotka
ovat osa 40 tai 48 Lortilla pelattavaa espanjalaista korttipelis, tunnistamiseksi on
olemassa satoja erilaisia kuvia. Miekan osalta piirros, joka muodostaa kyseessi
olevan tavaramerkin, ei vastaa ainuttakaan espanjalaisen pelin korteista, silli kyse on
kuvitteellisesta kuva-aiheesta. SMHV:ssi kiydyssid menettelyssa esitetyt asiakirjat
osoittavat kantajan mukaan, etti ei ole olemassa mitiin sdintod tai rajoitusta, joka
koskee espanjalaisen korttipelin kuvien muotoa, viirii tai yksityiskohtia.

Kantaja riitauttaa valituslautakunnan viitteen, jonka mukaan kohdeyleiss, joka ei
asu Espanjassa tai Italiassa, ymmirtid, etti tavaramerkit ovat yksi espanjalaisen
korttipelin maista. On nimittdin epatodennikoistd, etti yleiss, joka ei asu edelld
mainituilla alueilla, tietdd, ettd espanjalaisessa korttipelissi on nelji maata, muun
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muassa miekka ja nuija, ja tuntee eri kortit, joista peli muodostuu. On joka
tapauksessa epitodennikdistd, ettd kuluttaja tunnistaa nuijan merkitystd nuijaratsu-
miehelld, tai miekan merkitystd miekkakuninkaalla, ja muodostaa vilittomisti
suoran yhteyden kyseessi olevan merkin ja espanjalaisen korttipelin eri maiden
vilille.

Kun pelikorttien potentiaalinen kiyttdji nikee kyseessd olevat graafiset esitykset,
hin ei kantajan mukaan ymmirré kyseisid merkkejé niin, ettd niilld viitataan yhteen
espanjalaisen korttipelin maista (kun on kyse pientd miekkaa esittdvistd kuva-
aiheesta) tai yhteen espanjalaisen pelin korteista (niiden symbolien osalta, jotka
esittévit nuijaratsumiestd ja miekkakuningasta), vaan hin ymmartdd, ettd ne ovat
tiettyyn pelikorttien valmistajaan liitettdvia merkkeja,

SMHYV viittid, ettd valituslautakunta sovelsi asetusta N:o 40/94 asianmukaisesti, silld
se ei suinkaan arvioinut, ettid ne kaksi ehdotonta hylkdysperustetta, joista saadetddn
mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b ja ¢ alakohdassa, olivat toisistaan
riippuvaisia, ja se ei kieltinyt sitd, ettd molemmilla kyseisistd perusteista oli oma
soveltamisalansa. Tdm# ei ole esteeni sille, ettdi valituslautakunta teki yksin
perusteluin péitelmén, jonka mukaan kyseessd olevat merkit kuuluvat ndiden
molempien ehdottomien hylkéysperusteiden soveltamisalaan.

SMHV:n mukaan valitislautakunta arvioi ndin ollen asianmukaisesti, ettd yksin-
kertaisella ja tavallisella miekalla ja yksinkertaisilla ja tavallisilla korteilla, jotka
sisiltavit kuvan nuijaratsumiehestd ja miekkakuninkaasta, viitattiin valittdmésti ja
suoraan tavaroihin, joita kyseisilli merkeilld oli tarkoitus yksil6idd, ja se katsoi
asianmukaisesti, ettd merkit olivat kuvailevia, silli keskivertokuluttaja ymmaértaa
niiden kuvaavan espanjalaisten pelikorttien ominaisuuksia.

Viliintulija vaittds, ettd kyseessd olevat tavaramerkit muodostuvat yksinomaan
seuraavista kyseessi olevien tavaroiden ominaisuuksia kuvailevista merkeisté:
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espanjalaistyyppinen pelikortti maata miekka ja arvoltaan yksi; espanjalaistyyppinen
pelikortti maata nuija, kuvakortti ratsumies; espanjalaistyyppinen pelikortti maata
miekka, kuvakortti kuningas. Kyseisilli merkeilld ei voida missdin tapauksessa
ymmartdd osoitettavan jotain muuta pelikorttia. Nain ollen kohdeyleisé saa
vilittdmisti tietdd, minkd lajisesta tavarasta on kyse (pelikortti), mikd on kyseisen
tavaran kéytt6tarkoitus (osa kortteja, joilla pelataan) ja miki on kyseisen tavaran
laatu, midrd sekid arvo.

Ensimméisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

On muistutettava, ett asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan mulaan
tavaramerkkejd, "jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistd tai merkin-
noistd, joita voidaan -elinkeinotoiminnassa kiiyttdi osoittamaan tavaroiden tai
palvelujen lajia, laatua, médrid, kiyttStarkoitusta, arvoa tai maantieteellistd
alkuperdd, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka
muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia”, ei rekisterdidi. Saman asetuksen
7 artiklan 2 kohdassa sddidetddn lisiiksi, etti ”1 kohtaa sovelletaan, vaikka
rekisterdinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteisi”,

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdalla estetiin se, etti ainoastaan
yksi yritys saisi liyttdd tissd sidinnoksessi tarkoitettuja merkkeji tai merkint6ji sen
vuoksi, ettd ne on rekisterdity tavaramerkiksi. Talld sainnokselli pyritddn siten
sithen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, ctti jokaisen on saatava kéyttad
vapaasti téllaisia merkkeji tai merkintoji (ks. vastaavasti yhdistetyt asiat C-108/97 ja
C-109/97, Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999, Kok. 1999, s. 1-2779, 25 kohta;
yhdistetyt asiat C-53/01-C-55/01, Linde ym., tuomio 8.4.2003, Kok. 2003, s. I-3161,
73 kohta; asia C-104/01, Libertel, tuomio 6.5.2003, Kok, 2003, s. 1-3793, 52 kohta;
asia C-265/00, Campina Melkunie, tuomio 12.2.2004,kok. 2004, s. 1-1699, 35 kohta
ja asia C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, tuomio 12.2.2004, Kok. 2004,
5. 1-1619, 95 kohta).
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Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetaan siis sellaisia
merkkeji ja merkintoj4, joita voidaan kuluttajan nékékulmasta katsottuna normaa-
listi kayttid joko suoraan tai mainitsemalla tavaran tai palvelun oleellinen
ominaisuus kuvailtaessa rekisterdintihakemuksen kohteena olevan kaltaista tavaraa
tai palvelua (asia C-383/99 P, Procter & Gamble v. SMHY, tuomio 20.9.2001,
Kok. 2001, s. -6251, 39 kohta).

Tavaramerkin kuvailevuutta arvioitaessa on yhtiilté otettava huomioon ne tavarat ja
palvelut, joita varten merkki halutaan rekisterdidd, ja toisaalta kohdeyleison eli
niiden tavaroiden ja palveluiden kuluttajien kisitys asiasta (asia T-356/00,
DaimlerChrysler v. SMHV (CARCARD), tuomio 20.3.2002, Kok. 2002, s. 1I-1963,
25 kohta).

Tassd tapauksessa on ensinnikin todettava, ettd kyseessd olevien tavaramerkkien
kattamat tavarat ovat pelikortteja. On selvd, ettd kyse on nimenomaan niin
sanotuista espanjalaisista pelikorteista, joita kiiytetdin yleisesti Espanjassa, vaikka -
kantaja viittaa kiyttivdnsd kyseessd olevia tavaramerkkejd myGs muunlaisia
pelikortteja varten, ‘

Esitetyistd asiakirjoista ilmenee, etti espanjalainen korttipeli (baraja espafiola)
muodostuu 40 tai 48 kortista, joita ovat kortit dssésté seitsemién tai yhdeksddn seké
kortit sotilas (sota), ratsumies (caballo) ja kuningas (rey). Korttipelin nelji maata
ovat kultaraha (oros), malja (copas), nuija (bastos) ja miekka (espadas).

On siis selvii, ettd kyseessd olevista kolmesta tavaramerkistd kaksi esittdd kahta
espanjalaista korttia: nuijaratsumiestid (asia T-161/02) ja miekkakuningasta (asia
T-162/02). Kuva miekasta (asia T-160/02) ei sellaisenaan vastaa yhtikidn korttia,
vaan se muodostuu osasta, symbolista, jota kéytetddn esittimédn maata miekka
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olevien korttien maata. Se ei esitd maan miekka Lkorttia arvolta yksi tai &ss, toisin
kuin viliintulija véittad. Asiakirja-aineistosta kiy nimittdin ilmi, ettd #ssii maata
miekka esittévé kortti on erilainen kuin edelld 2 kohdassa esitetty symboli.

Kohdeyleisén osalta on todettava, etti kyse on kaikista potentiaalisista pelikorttien
kuluttajista, erityisesti espanjalaisista. Kyseessi olevat tavarat on tarkoitettu yleiseen
kulutukseen, eikd ainoastaan korttipeliammattilaisille tai korttipelien harrastajille,
koska kuka tahansa saattaa jossakin vaiheessa hanlkia tillaisia tavaroita joko
sddnndllisesti tai satunnaisesti. Ndin ollen kohdeyleisénd on tavanomaisesti
valistunut ja huolellinen keskivertokuluttaja erityisesti Espanjassa.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamiseksi on siten ensiksi
tutkittava, onko kohdeyleisén nikékulmasta katsottaessa kuviomerkkien, jotka
esittévit nuijaratsumiestd ja miekkakuningasta, ja rekistersityjen tavaralajien valilld
riittdvin suora ja konkreettinen suhde (ks. vastaavasti asia T-355/00, Daimler
Chrysler v. SMHV (TELE AID), tuomio 20.3.2002, Kok. 2002, s. 11-1939, 28 kohta).

Tidltd osin on todettava, ettd piirrokset nuijaratsumichesti ja miekkakuninkaasta
tuovat kohdeyleisélle suoraan mieleen pelikortit, vaikka osa tisti yleisosti ei
vélttdmittd tunne espanjalaisia pelikortteja. Kailkki, jotka ovat pelanneet milld
tahansa korteilla, tunnistavat nimittdin kyseisissi piirroksissa kuvan pelikortista,
koska kuningas ja ratsumies ovat pelikorteissa yleisesti kiytettyji symboleja. Titi
toteamusta ei horjuta se seilkka, etti se osa yleisostd, joka ei tunne espanjalaisia
pelikortteja, ei vilttimitti pysty muodostamaan suoraa yhteyttd kyseisten piirrosten
ja ndiden molempien korttien tietyn maan ja tietyn arvon vilille.
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Joka tapauksessa espanjalaisen yleison keskuudessa kyseessd olevat piirrokset
osoittavat suoraan molempien espanjalaisten pelikorttien tdsméllisen maan ja arvon.
Pelikorttien potentiaalinen espanjalainen kuluttaja nimittdin ymmértdd molemmat
kyseessi olevat merkit siten, ettd niilld viitataan tiettyyn korttiin.

Taltd osin on todettava, ettd vaikka on olemassa, kuten kantaja viittdd, lukuisia
erilaisia kuvia, joilla tiettyd maata olevat kortit voidaan yksil6ida, kaikki espanjalaisia
pelikortteja valmistavat ja myyvit yritykset kayttavit vélttimattd symboleja
ratsumies ja nuija yksilsimadn kortin, joka on maata nuija oleva kortti arvoltaan
yksitoista, tai symboleja kuningas ja miekka yksiléiméén kortin, joka on maata
miekka oleva kortti arvoltaan kaksitoista. Néin ollen kantajan argumenttia, jonka
mukaan ei ole olemassa mitdin sdéntod tai rajoitusta, joka koskee espanjalaisen
korttipelin kuvien muotoa, virid tai yksityiskohtia, ei voida hyvéksyé.

Lisaksi on muistutettava, ettd vaikka asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
¢ alakohdassa siadetin, ettd kuuluakseen kyseisessd sidnnoksessi saddetyn rekis-
terdinnin hylkéiysperusteen soveltamisalaan tavaramerkin on muodostuttava “yksin-
omaan” sellaisista merkeisti tai merkinndistd, joita voidaan kéyttdd osoittamaan
asianomaisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, siind ei sitd vastoin
edellytets, etti nimd merkit tai merkinnét ovat ainoa tapa kuvailla mainittuja
ominaisuuksia (ks. vastaavasti em. asia Campina Melkunie, tuomion 42 kohta ja em.
asia Koninklijke KPN Nederland, tuomion 57 kohta). Niin ollen se, ettd ratsumies,
kuningas, miekka ja nuija on mahdollista piirtdd hieman eri tavalla, ei muuta sitd
tosiasiaa, ettéi kyseessa olevat tavaramerkit kuvailevat pelikorttien ominaisuuksia.

Niin ollen etenkin espanjalaiselle yleisolle kyseessd olevien tavaramerkkien ja
pelikorttien vililld on suora ja konkreettinen suhde.
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Toiseksi on tutkittava, onko kohdeyleison nikékulmasta katsottaessa kuviomerkin ja
rekisterdinnin kattamien tavaralajien valilld riittivin suora ja konkreettinen suhde
miekkaa esittdvin kuvan osalta.

On todettava, etti potentiaalinen kuluttaja eli pelikorttien kiyttidja ainakin
Espanjassa ymmirtdd kyseessd olevalla merkilld viitattavan yhteen espanjalaisen
korttipelin maista, Niin ollen ainakin espanjalaiselle yleisslle kyseessd olevan
tavaramerkin ja kyseessd olevien tavaroiden eli pelikorttien vililli on suora ja
konkreettinen suhde.

Liséiksi kaikki espanjalaisia pelikortteja valmistavat ja niitd myyvat yritykset kiyttavit
vilttdmittd miekan symbolia yksildidikseen maata miekka olevat kortit.

Koska tavaramerkin rekisterdintihakemuksen hylkédémiseen riittds, ettd on olemassa
yksi ehdoton hylkédysperuste osassa yhteisoi, riittis, ettd miekan kuvasta muodos-
tuva kuviomerkki on kuvaileva Espanjassa.

Kolmanneksi kyseessi olevien merkkien rekisterdinnisti voi, toisin kuin kantaja
vaittdd, olla seurauksena, etti muiden maata miekka esittivien piirrosten tai
pelikorttien, jotka vastaavat espanjalaisten pelikorttien nuijaratsumiesti ja miekka-
kuningasta, rekisterdinti tai kiiyttd estetin,
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Niin ollen on todettava, ettd kyseessd olevat tavaramerkit kuvailevat niiden
kattamien tavaroiden ominaisuuksia.

Kantajan sen argumentin osalta, jonka mukaan valituslautakunta ei esittényt mitddn
itsendisti ja riippumatonta padtelmad, joka koskee viitettyd asetuksen N:o
40/94 7 artiklan 1 kohdan c¢ alakohdan rikkomista, on todettava, ettd kukin
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdassa lueteltu rekisterdinnin hylkéysperuste on
muista hylkdysperusteista riippumaton ja edellyttdd erillistd tarkastelua. Kyseisid
hylkéysperusteita on lisiksi tulkittava niiden jokaisen taustalla oleva yleinen etu
huomioon ottaen. Yleinen etu, joka otetaan huomioon kutakin hylkdysperustetta
tarkasteltaessa, voi kuvastaa tai sen jopa on kuvastettava erilaisia huomioon otettavia
seikkoja kulloinkin Lyseessd olevan hylkiysperusteen mukaan (yhdistetyt asiat
C-456/01 P ja C-457/01 P, Henkel v. SMHY, tuomio 29.4.2004, Kok. 2004, s. I-5089,
45 ja 46 kohta ja asia C-329/02 P, SAT.1 v. SMHYV, tuomio 16.9.2004, Kok. 2004,
s. 1-8317, 25 kohta).

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b—d alakohdassa séddettyjen esteiden
soveltamisalat ovat kuitenkin selvésti osittain paillekkéisid. Erityisesti on todettava,
ettd tavaramerkilts, joka mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa
tarkoitetulla tavalla kuvailee tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, puuttuu tdméan
takia vaistimitta kyseisen siinnoksen b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky
nididen samojen tavaroiden tai palvelujen osalta. Tavaramerkiltd voi kuitenkin
puuttua erottamiskyky tavaroiden tai palvelujen osalta muidenkin syiden kuin
tavaramerkin mahdollisen kuvailevuuden takia (ks. vastaavasti em. asia Campina
Melkunie, tuomion 18 ja 19 kohta ja em. asia Koninklijke KPN Nederland, tuomion
85 ja 86 kohta).

Tiassd tapauksessa se seikka, ettd valituslautakunta katsoi, ettd kyseessd olevilta
merkeiltd puuttui asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitetulla tavalla erottamiskyky ja ettd ne olivat myds saman asetuksen 7 artiklan
1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvailevia sikili kuin Kkyseisten
pelikorttien keskivertokiyttaja ymmértdd niiden kuvaavan espanjalaisten pelikort-
tien ominaisuuksia, ei merkitse asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan rikkomista.
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Toisin kuin kantaja viitti istunnossa, p#dttely, johon riidanalaiset pastskset
perustuvat, ei ole ristiriidassa edelli mainitussa asiassa SAT.1 v. SMHV
vahvistettujen periaatteiden kanssa, koska asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
c alakohdan soveltamisedellytys tiyttyy.

Niin ollen kantajan toinen kanneperuste on hyléttiva.

Téss tilanteessa, ja koska merkin yhteisén tavaramerkiksi rekistersinnin hylkégmi-
seen riittdd, ettd yksikin mainituista ehdottomista hylkiysperusteista on sovelletta-
vissa (asia C-104/00 P, DKV v. SMHYV, tuomio 19.9.2002, Kok. 2002, s. 1-7561,
29 kohta; em. asia Giroform, tuomion 30 kohta ja asia T-348/02, Quick v. SMHV
(Quick), tuomio 27.11.2003, Kok. 2003, s. 11-5071, 37 kohta), kantajan ensimméisti
kanneperustetta ei ole tarpeen tutkia.

Niin ollen kaikesta edelld esitetystii seuraa, ettii kanne on hylittivi.

Oikeudenliiyntikulut

Ensimméisen oikeusasteen tuomioistuimen tyjirjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hividd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkéynti-
kulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska kantaja on hidvinnyt asian, se on
SMHV:n ja viliintulijan vaatimusten mukaisesti velvoitettava korvaamaan niiden
oikeudenkiyntikulut viliintulijan mitdttdmyysosastokisittelysti aiheutuneita kus-
tannuksia lukuun ottamatta.
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Nilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(kolmas jaosto)

on ratkaissut asiat seuraavasti:

1) Kanteet hylitdén,

2) Viliintulijan vaatimukset siitd, etti kantaja velvoitetaan korvaamaan
oikeudenkiyntikulut, jitetidin tutkimatta mitittomyysosastokisittelystia
aiheutuneita kustannuksia koskevilta osin.

3) Kantaja velvoitetaan korvaamaan sisimarkkinoiden harmonisointiviraston
(tavaramerkit ja mallit) oikeudenkiyntikulut ja viliintulijan oikeuden-
kiyntikulut muilta osin,

4) Viliintulijan vaatimukset jéitetdin muilta osin tutkimatta,
Jaeger Tiili Czuicz
]ulistetﬁin Luxemburgissa 11 péiviné toukokuuta 2005.
H. Jung M. Jaeger

kirjaaja jaoston puheenjohtaja
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